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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM EN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

"reC'D 2 3 SEP 1999 



PCT 



WlPO PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 

WPITPRPQ unorcucM S ' ehe Mitteitun 9 uber die Ubersendung des internationalen 
wci i cnc& VUMLibMtN vorlaufigen Prufungsbericht {Formblatt PCT/IPEA/416) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
Le A 32 486-PC 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP98/03468 



I nternationales Anmeldedatumf Tag/Monat/Jahr) 
09/06/1 998 



Internationale Patentklassification (IPK) Oder nationale Wassifikation und IPK 
C12N9/00 



Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
20/06/1 997 



Anmelder 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der Internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BE RIGHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

□ AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaftungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 




VII 


□ 


VIII 





Begrunaete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erlinderische Tatig 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



Datum der Einreichung des Antrags 
24/12/1998 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

17.09." 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Miinchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: 449 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 

SCHEFFZYK, I 

Tel. Nr. +49 89 2399 8602 




Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/03468 



I. 

1. 



2. 



3. 



4. 



Grundlage des Berichts 

Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 bin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weif sie keine Anderungen enthalten.y. 

Beschreibung, Serten: 

1-57 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-13 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/15-15/15 ursprungliche Fassung 

Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

□ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkert und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 



Neuheit (N) 



Ja: 
Nein: 



Anspruche 
Anspruche 



8,9 

1-7, 10-13 



Erfinderische Tatigkeit (ET) 



Ja: 
Nein: 



Anspruche 
Anspruche 



1-13 



Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: 

Nein: 



Anspruche 
Anspruche 



1-13 



Formblatt PCT/IPEA/409 {Felder l-VIII, Blatt 1) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/03468 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VI. Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

1 . Bestimmte verdffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und / oder 

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
siehe Beiblatt 

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt2) (Januar 1994) 



* 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/03468 
PRUFUNGSBERICHT • BEIBLATT 

SECTION V 

Neuheit: 

Sowohl in WO 96/01835 (siehe Seite 9, Zeile 31- Seite 10, Zeile 34 und Seite 55, Zeile 
22-Seite 59, Zeile 3) als auch in WO 96/19580 (2) (siehe Beispiele 8 und 9) wird die 
Klonierung der fur die katalytische Untereinheit der humanen Telomerase kodierenden 
DNA bzw. die Isolierung dieses Proteins ausfuhrlich beschrieben. Demnach ist die 
Lehre dieser Dokumente fur den Gegenstand der Anspruche 1-4 neuheitsschadlich. In 
diesem Zusammenhang wird die Anmelderin darauf hingewiesen, daB eine 
Vorveroffentlichung fur ein bestimmtes Produkt auch dann neuheitsschadlich ist, wenn 
die Vorveroffentlichung versaumt, das Produkt naher zu charakterisieren, (im 
vorliegenden Fall fehlen z.B Angaben bezuglich der Aminosauresequenz bzw. 
Nukleinsauresequenz der Telomerase bzw. der die Telomerase kodierenden DNA in 
(1) und (2)) jedoch das Verfahren zum Erhalt des Produktes hinreichend beschreibt, so 
daB ein Fachmann bei Durchfuhrung des in einer Entgegenhaltung (hier (1) bzw. (2)) 
beschriebenen Verfahrens zwangslaufig das beanspruchte Produkt erhalt. Betreffend 
dem Fehlen von Sequenzangaben in (1) und (2) wird daruberhinaus festgestellt, daB 
die Bestimmung eines neuen Merkmals (wie z.B. Sequenz) eines bereits bekannten 
Stoffes nicht geeignet ist Neuheit dieses Stoffes wiederherzustellen. 

(1) beschreibt dariiberhinaus Antisense-Oligonukleotide, die die Aktivitat der humanen 
Telomerase inhibieren konnen (siehe Seite 37 und 38). Demnach kann auch Anspruch 
5 nicht als neu betrachtet werden. 

Femer ist fraglich, ob Antikorper, die gegen humane Telomerase gerichtet sind von 
Antikorpern, die gegen homologe Telomerasen (siehe z.B. (2)) gerichtet sind eindeutig 
abgegrenzt sind. Daher ist momentan auch Neuheit des Anspruch 6 nicht 
anzuerkennen. 

SchlieBlich wird die Anmelderin darauf hingewiesen, daB auch die bereits mittels 
biochemischer Fteinigungsprozesse isoliert vorliegende humane Telomerase (siehe 
z.B. Seite 39 der Anmeldung, Zeile 18 und WO 96/40868 (3)) fur Anspruche 1 und 2 
neuheitsschadlich zu sein scheint. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/03468 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Vollstandigkeitshalber wird zudem festgestellt, daG selbst in Abwesenheit von (1), (2) 
bzw. (3) Neuheit der Anspruche 1-4, 7, 10-13 nicht anerkannt werden konnte, da der 
u.a. in Anspruch 1 verwendete Begriff "funktionelle Aquivalente" samtliche Proteine mit 
Telomerase Aktivitat umfaBt (siehe Beschreibung Seite 14). Demnach sind alle bisher 
zur Verfugung stehenden katalytisch aktive Telomerase-Untereinheiten, wie z.B. die in 
der Anmetdung erwahnten katalytischen Untereinheiten der Telomerasen p123 und 
est2p, welche aus Euplotes aediculatus bzw. Saccharomyces cerevisiae isoliert 
wurden, oder p80 und p95, welche aus Tetrahymena kloniert wurden, fur den 
Gegenstand der oben aufgefuhrten Anspruche neuheitsschadlich. 

DemgemaB erfullen Anspruche 1-7, 10-13 nicht die Erfordernisse der Art. 33(2)(3) 
PCT. 



Erfinderische Tatigkeit: 

Der Gegenstand der Anspruche 8 und 9, der in Anbetracht des zur Verfugung 
stehenden Standes der Technik neu zu sein scheint, kann nicht als erfinderisch 
betrachtet werden, denn die medizinische Relevanz der humanen Telomerase ist 
bereits im Stand der Technik (siehe z.B. (1), Zusammenfassung) erwahnt. 
Demnach erfullen Anspruche 8 und 9 nicht die Erfordernisse des Art. 33(3) PCT. 



SECTION VI * 

WO 98/1 4593 
WO 98/21343 
WO 98/01543 
WO 98/37181 

Nakamura T. M. et al., Science, Vol. 277, 15.08.97, Seiten 955-959 

Meyerson M. et al., Cell, Vol. 90, Nr. 4, 22.08.97, Seiten 785-795 

Kilian A. et al., Human Molecular Genetics, Vol. 6, 12.11.97, Seiten 2011-2019. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/03468 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



SECTION VIII 

1 ) . Anspruch 1 definiert lediglich ein zu erreichendes Ergebnis ohne jedoch 

irgendwelche technischen Merkmale zu nennen, welche geeignet waren dieses zu 
erreichen (Art. 6 PCT). Diesbezuglich wird die Anmelderin darauf aufmerksam 
gemacht, daG die Formulierung eines Anspruchs als zu erreichende Aufgabe 
lediglich in solchen Fallen akzeptierbar ist, wenn der beanspruchte Gegenstand 
nicht anders formuliert werden kann. Dieses Erfordernis ist im vorliegenden Fall 
jedoch nicht erfullt, denn ein Protein ist eine chemische Substanz, die konkret 
mittels ihrer chemischen Formel, d.h. Aminosauresequenz, definiert werden kann 
(vgl. Richtlinien, C-lll 4.7 PCT). 

2) . Die in den Anspruchen verwendeten Begriffe "funktionelle Aquivalente" und 

"Varianten" sind vage und machen daher den Schutzumfang der jeweiligen 
Anspruche unklar (Art. 6 PCT). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 3) (EPA- April 1997) 




ANTRAG 



Dor Umerzcichnote beaniragt, daK die vorliegende 
inlomalionale Anttteldung nach dem Verlra*! iThcr dio 
inlcrnalionalc Zusaminenarboil auf doin Gohiol des 
Paten l we sons hehandoh wird. 



Voin T^wnetdeaml aus/.ufullcu 



IiUorualif males Akten/eiehen 



Internationales Anmeldedalum 



Name des Anmeldeamis und "PC T International Application*' 



Aktenzeichen des Annielders odor Anwalts (falls i>e\\wi\rltt) 
0««x- l2Zcul.cn) Le A 32 486 .p C ' StQ 



Fold Nr. I HEZEICHNUNC der erfindunc Humane katalytische Telomerase- 
Untereinheit und deren diagnostische und therapeutische Verwendung 



Fcld Nr. II ANM ELDER 



Name und Anschrifl: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personal valtstaiulinc amtlicbe 
Bczcichnutw. Bet der Anschrifl sind die Postleitzahl' und der Name des Staats auztiiehen. Der 
"J llu 'f e , m rcl< l " f < ler Anschnft anaeuehene Staat ist der Slaat des Sitzes oder Wdhnsitzes des 
Annielders. sofern nachstehend kcitt Staat des Sines oder Wolmsitzes tmi*a>cben ist.) 



BAYER AKTI ENGESELLSCH AFT 

51368 Leverkusen , 

DE 



Suuusangchorigkeii (Slant): 

DE 



□ 



Diese Person ist 
gleichzcitig Erfindor 



Telelunnr.: 








0214 


30 


71166 




Telefj.xur.: 








0214 


30 


34 82 





Fernschreilw.: 

85 101-265byd 



Silz oder Wohnsitz (Staat): 

DE 



mS«enS I I UCSlim " PH f nnt Ausnahme 1 1 nurdie Vercini^en I 1 die im Zusat/leld 

lurio^mdibLutui. \ \ muiuisslaaien [ 1 dor YercinijMen Slaalcn von Amcr.ka | | Staatcn von Amerika | | angegebenen Stamen 



Fold Nr. Ill WE ITER E ANM ELDER UND/ODER (WEITERE) ERFLNDER 



Name und Anschrifl: (Familienname. Vorname: bet juristischen Personal voUstdndi^e amdiche 
Bezeichtmnv. Bet der Anschrifl sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzuieben Der 
in dtesem held in der Anschnft atii>eucbcnc Staat ist der Slaat des Sitzes oder Wohnsires dc\ 
Annielders. sofern nachstehend keiii Staat des Sitzes oder Wohnsitzes anKC^eben isij 



Hagen, Gustav 
Walter ricx Ctr. 33 
D 51373 Leverkusen 
DE 



Bertha-von-Suttner-Str.31 



Siaatsangehbrigkeit (Staat): 

DE 



Diese Person ist: 
[ | iHir Anmelder 

|X | Anmelder und Erfmder 

□ nur Erfnuler (Wird dieses Kastchen 
an^ekreuz.t. so sind die nachstehenden 
An%ahen nichtnoiig. I 



Silz odor Wohnsitz (Slaat): 
DE 



Diese Person ist Anmelder 
lurfolocndcSiaaicn: 



1—1 ;,llc 
I | nun 



Beslim- 
nuniiissiaatcn 



□ alleBcstiiiHiiungssiaaionmiiAusiwhinc [""Vl nur die Vcreinicien I 1 die im Zusai/feld 
der Vercinigten Siaaten von Amcnka | | Siaaicn von Amerika anccnehcnon Staatcn 

_^ __ _ _ ^ 



^ Wcitere Anmelder und/oder (ueiiere) Erfindor sind auf einem Fortseizungsblatt angegeben. 



Feld Nr. IV AN WALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgende Person wird hicrmit bestellt/ist bestcllt worden. urn ttir don (die) Anmelder I 1 

vor den zustandigen iniernationalen Bchorden in folgender Eigcnschalt zu handeln als: I | Anual1 



X 



gemeinsamer 
Vertreter 



Name und Anschri ft: f Familientiwne. Vorname; heijuristisclien Personal vollshindiiicatiittichefiezeichnun^. 

Hci der Anschrifl sind die Postleitzahl und der Name des Staats an;ui:ehen. ) 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
54 368 Leverkusen, DE 



Telelonnr.: 

0214 30 71166 



Telet'a.xni .: 

0214 30 34 82 



I'ernschreibnr.: 

85 101-265byd 



□ Dieses Kastchen isi anzukreuzen. wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vcnreter bestelli ist und siatt desscn im obiucn Fold 
erne spe/jelte Aistellanschriii angegeben ist. 



Furmblatl PCT/RO/IOl (Rlall l)(Januar 1997. Nachdruck Juli 1997) 



Stelie Atoncrkuo^en -// dicsetn Aniragsfonrndar 



Le A 32 486-PC 



Blait Nr. 



1 

Fortsctzung vou Fcld Nr. Ill WE1TERE ANMELDER UND/ODER (WE ITER E) ERFINDER 


Wird kcincs der folgenden Folder bcnutzt, so ist dieses Malt dem Antrag nicht bcizufiigen. 


Name und Anschrift: (FamUienname. Vorname; bei juristischen Personen voilstandige amtliche 
iiezeichiumv. Bei der Anschrift shut die Postleitzahl und der Name des Staats anzugehen. Der 
in diesem held in der Anschrift angegebene Statu ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmeulers. snjern nachstehend kem Staat des Sttzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

Siegmund, Hans-Ulrich 
Quettinger Str. 167 
D 51381 Leverkusen 
DE 


Dicsc Person ist: 
| | nur Anmelder 

| Anmclder und Erfinder 

I 1 nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 

1 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 

1 DE 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 


Diese Person isl Anmelder j lallcBestim- | I alte BestimmungsstaatcnmitAusnahmc | 1 nurdic Vcrcinigtcn 1 1 die im Zusalzfeld 

fur folgende Staaten: | | mungsstaaten | | der Vcrcinigtcn Staatcn von Amerika IXJ Staatcn von Amerika 1 | angegebenen Staaten 


Name und Anschrift: ( FamUienname, Vorname; bei jurist ischen Personen voilstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugehen. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 

Weichel, Walter 
Dhunner Aue 15 
D 51519 Odenthal 
DE 


Diese Person ist: 
| | nur Anmelder 

|X 1 Anmelder und Erfinder 

| 1 nur Erfinder ( Wird dieses Kastchen 

1 1 angekreuzt, so sind die nachstehenden 

Angahen nicht notig.) 


Staaisanaehorigkeit (Staat): 
DE^ 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 



Diese Person ist Anmelder i 1 a lle Bestim- 



furfolfiende Staaten: 



mungsstaaten 



□ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
der Vereinigten Staaten von Amerika 



m nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



| j die im Zusatzfeld 



angegebenen Staaten 



Name und Anschrift: (FamUienname. Vorname; bei juristischen Personen voilstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugehen. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angef>ebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders. sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 



Wick, Maresa 

Andreas-Gryphius-Str. 26 

D 51065 Koln 

DE 



Diese Person ist: 
| | nur Anmelder 

| X | Anmelder und Erfinder 

□ nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt. so sind die nachstehenden 
Angaben nicht notig. ) 



Staatsansehoriekeit (Staat): 

DE " ' 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 


Diese Person ist Anmelder j 1 alle Bestim- 

1 fiirfoIgendeSiaaten: | | mungsstaaten 


□ 


alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme |H | nur die Vereinigten 
der Vereinigten Staaten von Amerika jA | Staaten von Amerika 


□ 


die im Zusalzfeld 1 
angegebenen Staaten 1 



Na rue und Anschrift: (FamUienname. Vorname; bei juristischen Personen voilstandige amtliche 
Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der 
in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des 
Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) 



Zubov, Dmitry 
Roggendorf str . 
D 51061 Koln 
DE 



59 



Staatsangehorickeit (Staat): 
RU 



Diese Person ist: 
| | nur Anmelder 

|X | Anmelder und Erfinder 

□ nur Erfinder (Wird dieses Kastchen 
angekreuzt. so sind die nachstehenden 
Angaben nicht notig. ) 



Sitz oder Wohnsitz (Staat): 
DE 



Diese Person ist Anmelder 
fur folgende Staaten: 



□ 



alle Bestim- 
mungsstaaten 



□ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme 
der Vereinigten Staaten von Amerika 



H nur die Vereinigten j I 
Staaten von Amerika I I 



die im Zusalzfeld 
angegebenen Staaten 



| | Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusatzlichen Fortsetzungsblait angegeben. 



Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblait) (Januar 1997) 



Siehe Anmerktingen ztt diesem Antragsformular 



Le A 32 486-PC 



Feld Nr. V BESTIMMUNG VON 



^^fvTEN 



Blatt Nr. 




Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprcchenden Kastchen ankreuzen; wenigsiens 
tin Kastchen mufi angckreuzt werden): 

Regionales Patent 



AP ARIPO-Patent: GH Ghana. GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan. SZ Swasiland, 
UG Uganda, Z\V Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist 

EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan. BY Belarus, KG Kirgisislan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des 
Eurasischen Patentubereinkommens und des PCT ist 
EP Europaisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein. DE Deutschland, 
DK Danerriark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich. GB Vereinigtes KSnigreich, GR Griechenland, EE lrland. 
IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat. der 
Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCT ist 
OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d*Ivoire, 
CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo 
und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schmzrechtsan oder tin sonstiges 
Verfahren gewiinscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben) 

Nationales Patent (fallseineandereSchutzrechtsartodereinsonstiges Verfahren gewiinscht wird. biueaufdergepunktelen Linie angeben): 

; 0 LT Litauen 

IS 

B 



SI 



m 

0 
0 
0 
El 

m 

0 
0 
0 

0 

0 
El 

0 
a 
0 

12 
E 
E 

m 



AL Albanien . 
AM Armenien 
AT Osterreich 



AU Australien 

AZ Aserbaidschan 

BA Bosnien-Herzegowina 

BB Barbados 

BG Bulgarien 

BR Brasilien 

BY Belarus 

CA Kanada 

CH und LI Schweiz und Liechtenstein 

CN China 

CU Kuba 

CZ Tschechische Republik 

DE 



E 
E 

ra 

E 

E 
B 
E 
B 
0 



Deutschland E 

DK Danemark 0 

EE Estland 12 

ES Spanien E 

FI Finnland ' H 

GB Vereinigtes Kdnigreich H 

GE Georgien K! 

GH Ghana \Q 



LU Luxemburg 
LV Lettland 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die chemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien 

MN Mongolei 

MW Malawi 

MX Mexiko 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen 

PT 
RO 
RU 
SD 
SE 
SG 
SI 
SK 
SL 
TJ 



Portugal 



Rumanien 

Russische Federation 
Sudan 



0 

E 
E 
0 

K) 

ra 

H 
B 
E 
E 
E 
0 



GM Gambia 

G\V Guinea-Bissau 

HU Ungarn 

ID Indonesien 

Israel 

Island 

Japan 

Kenia 

KG Kirgisistan 

KP Demokratische Volksrepubltk Korea 



IL 
IS 
JP 
KE 



j. t 



m 
® 

m 

E 
0 

m 
0 



Schweden 
Singapur 

Slowenien 

Slowakei 

Sierra Leone 

Tadschikistan 

TM Turkmenistan 

TR Turkei 

TT Trinidad und Tobago 

UA Ukraine 

UG Uganda 

US Vereimgte Staaten von Amerika 



UZ Usbekistan 
VN Vietnam . . . 
YU Jugoslawien 
Z\V Simbabwe 



KR Republik Korea 
KZ Kasachstan . . . 
Saint Lucia 
Sri Lanka 
Liberia 



LC 
LK 
LR 
LS 



Kastchen fur die Bestimmung von Staaten (fur die Zwecke eines 

nationalen Patents), die dem PCT nach der Veroffentlichung 

dieses Formblatts beigetreten sind: _ , . , 

ga und alle diejenigen Lander, die e 
□ Anme idetag " dem ' PCT ' beigetreten 

Lesotho Q f. 1 ?^ * 



Zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem 
PCT zulassigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Bestimmung von 



Der Anmelder erklart, daB diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusatzliche 
Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom 
Anmelder zuriickgenommen gi\L.(Die Bestatigung einer Bestimmung erfolgtdurchdieEinreichungetnerhfitteilung. inderdieseBestimmungangegeben wird. 
und die Tahlung der Bcstimmungs- und der Bestatigungsgebiihr. Die Bestatigung mufi beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.) 



m 



Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 2) (Januar 1998) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



I-Vld Nr. VI PRIORI ! ATSANSI^RlI 



libit Nr 



Die IVioritiii tier folgenden Iriihcrcn Anmcldung(cn) wild hicrmit hcaiispruclii: 



Wei lore I *ri« iritjiisanspr si ml mi Zu sal /('eld angegehen. | | 



Staat 

{Anmeldc- oder Uestwtmnn^sstaat 
der Atuncldung) 


Anmcldcdalum 

f Tax/Moiiut/.ldlir) 


Akien/eichen 


Anmeldeami 

{ nur bei rationale r oder 
intcrnationaler Annteldnnx ) 


<•> DE 


(20.6.97) 
20. Juni 1997 


197 26 329.1 




a> DE 


(26.3.98) 
26. Marz 1998 


198 13 274.3 




DE 


(14.4.98) 
14. April 1998 


198 16 496.3 





Dieses Kdstchen aukreuz.cti wenn dichcyhwhi\ite Knpiederfriilieren Anmeldiui;* von dewAmtauszestellt werdeit soil, das fur die 7m ecke dieser internatioiuden Aiuncldun\> 
Anmcldeami ist teine Cehiihr kann verlnn^t wcnteii): 

□ 



Das Anmeldeamt wird hicrmit ersuclu. eine bcglaubigte Abschrift dcr oben in Zeilc(n) 

be/.eichneten iVuhercn Anmeldung(en) v,u crsiollcn und dem Internationalen BCiro zu ubermtlteln. 



Fcld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENIiEHORDE 



VVahl dor Internationalen Reeherchenbehorde (ISA) {S 'nul zsvei oder mchr Internationale 
Recherchenbehordenfiir die intcrnatuniale Recherche zustdndi 

(He die Internationale Recherche dttrchfiihren sail: /Mednichstahen-Codciienu^t): IS A / 

Eruhere Recherche: Auszufiillen. wenn eine Recherche (internationale Recherche. Recherche intemationaler Art oder sonstii^e Recherche) bereits 
bei der internationalen Reeherchenbehorde Immirap oder von ihr durchvefiihn warden ist ttnd diese Hehorde mat ersucht win!, die Internationale 
Recherche soweit \yie nu'iglich attf die true bnis.se cuter solchen friiheren Recherche zu stiitzen. Die Recherche oder dcr Recherchenantrav ist dnrch 
An^abc der betreljenden Ann\eldim^{b:\\\deren Vl^rsetzm^oderdesRecherchenantra^sziihez.eichnen. 

Siaal (oder regionales Ami): Dauuu [Ta«/Monat/Jnhr) ; Aklen/.eichen: 



I eld Nr. VIII KONTROLLISTE 



Diese imernaiionale Anmeldunii umlaUi: 



1 . Antrai: : 

2. Beschrcibung : 

3. Anspriiche 

4. Zusammenfassung : 

5. Zeichnungen : 

Iiis<;esamt : 



5 B I at let 

57 Blalter 

2 Bliitler 

1 Blatter 

15 Blatter 



80 



Blatter 



Abbildunu Nr. 



Dieser internationalen Anmeldung licgen die nachstchend angekreuzien Unterlagen bei: 

1 □ vSum^-ht nC ' C seSt>Mdcr,c 5. 0 BlaunirdicGchuhrenhcrechnune 

i ! I Kopie der allgemeincn 6. I I Gesondcrte Angaben zu hintcr- 
I 1 Vol 1 niacin *" I I legten Mikroorganismen 

3. I I Begriindung fur das Fchlen 7. H/l Scquen/.protokolle fur Nucleotide 
' 1 der Unierschril'l \j£±A und/oder Aminosauren (Diskette) 

-». m PnoritmsMcgie) «l„rcl, * HH Sonstiac (einzcln auffUhmO: 

i 1 ate /.ctU'timonnicr van beta Ur-J < *- / • r . " . ' , , 

av. vi kcimzcicbncn ): Wuckschriftenbestellunq 
-3J — 1 A b b u c fc uj. n gsauftra ug 



der Zeichnungen (tails vorhandeni soli mil der Zusammenrassung verolTeiulichi werden. 



Eeld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES AN WALTS 



Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Untersclirift zu wiederluden. und es ist anztniehen. sofem sich dies nicht eindeuti>> ausdem Antra* 1 
ergibt. in welcher Ei^enschaft die Person unterzeichnet. ' 1 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFI f O We i te re Un te r s c h r i f ten 

s. Blatt4 foigt 




Dr .M Wolf gang EhrensterfT Dr. Frank Burkert 




1. Datum des latsachlichen Eingangs dieser 
internationalen Anmeldung: 


2. Zeichnungen 

1 1 einge- 

can con: 

I | nicht ein- 
1 1 gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgnmd nachtraglicli. jedoch 
iristgetecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
/.ur Vervollstandigung dieser internationalen Anmeldung: 


4. Datum des frisigcrechien Einuanes dei amzelorderteu 
Richtigstellungen nach Artikel fl(2) PCT: 


5. Vom Anmelder benannte 

Iniernaiionale Recherchenbehorde: ISA / 


1 1 Ubermittlung des Recherchenexcmnlars bis zur 
1 1 Zahlung der Reehercliengebiihr aulgeschoben 





Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Internationalen Biiro: 



rormblatl PCT/RO/IOl (let/.tes Blatt) (Januar 1994; Nachdruck Juli 1997) 



Sichc Annicrknii^cn z.u dicscm Antra^sjornmhtr 




VEflTRA 




ER DIE INTERNATIONALE ZUS^^JMENARBEIT 
DEM GEBIET DES PATENTWEi^lS 

PCT 

INTERNATIONAL^ RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 1 8 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

Le A 32 486-PC 

Internationales Aktenzeichen 

PCT/EP 98/03468 


WEITERES sien e Mitteilung uber c 

Recherchenberichts (F 
VORGEHEN zutreffend, nachsteher 

Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

09/06/1998 


lie Ubermittlung des international en 
: ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
ider Punkt 5 

(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

20/06/1997 


Anmeiuei ™ 

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



JlSSf « ^ ech t rchenber i c J ht wurde von der International Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder aemaB 

Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem International Buro ubermittelt. Mnmeiaer gemau 

Dieser Internationale Recherchenbericht umfaRt insgesamt _4 Blatter. 

\X\ Dariiber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem BerichU^nannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 ■ Q Bestlmmte Anspruche haben sich als nichtrecherchlerbar erwiesen (siehe Feld I). 
2. Q Mangelnde Einheitlichkelt der Erfindung(siehe Feld II). 

3 ' ^ n n ir o lT ati0 H alen ^ nm ^ ldu ^ iSt e J" P ; otoko!l einer Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzoffenbarf die internationale 
Recherche wurde auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt ' miernanonaie 

das zusammen mit der internationalen Anmeldung eingereicht wurde. 

das vom Anmelder getrennt von der internationalen Anmeldung vorgelegt wurde, 

I— I ™? j u d0Ch keine Erkl ^ run 9 beigefiigt war, daf3 der Inhalt des Protokolls nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 

□ das von Car Internationalen Recherchenbehorde in die ordnungsgemaBe Form ubertragen wurde. 

4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfindung 

Y] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt. 



5. Hinsichtlich derZusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 



E 

□ 



wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behorde 
festgesetzt. Der Anmelder kann der Internationalen Recherchenbehorde innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen 



6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: 

Abb. Nr. 2 Q wie vom Anmelder vorgeschlagen 

weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



| | keine der Abb. 
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/RNATIONALEF^ECHERCHENRFRIPHT 

gaben zu Verortentlichunge 



/ 



/Im Recherchenbericht 
^ngefuhrtes Patentdokument 



/ 



/ 



/ WO 9601835 



r selben Patentfamilie gehoren 


Internationales Aktenzeichen 

P EP 98/03468 


Datum der 
Veroffentlichung 


Mitglied(er) der 
Patentfamilie 


Datum der 
Veroffentlichung 



25-01-1996 



US 5583016 A 

US 5776679 A 

AU 696702 B 

AU 2964795 A 

AU 3095095 A 

BG 101103 A 

BR 9508254 A 

CA 2194393 A 

CN 1158617 A 

CN 1168696 A 

CZ 9700034 A 

EP 0778842 A 

EP 0793719 A 

EI 970026 A 

JP 10505488 T 

JP 10507067 T 

NO 970041 A 

PL 318169 A 

W0 9601614 A 

US 5837857 A 



10-12-1996 
07-07-1998 

17- 09-1998 
09-02-1996 

09- 02-1996 
31-10-1997 

23- 12-1997 

25- 01-1996 
03-09-1997 

24- 12-1997 
15-10-1997 

18- 06-1997 

10- 09-1997 
03-03-1997 
02-06-1998 
14-07-1998 
06-03-1997 

26- 05-1997 

25- 01-1998 



W0 9619580 


A 


27- 


■06- 


■1996 


EP 


0799315 A 


08-10-1997 


W0 9640868 


A 


19- 


12- 


1996 


AU 
CA 
EP 


6102296 A 
2221602 A 
0832190 A 


30-12-1996 
19-12-1996 
01-04-1998 



09-04-1998 



AU 4803697 A 

AU 4807397 A 

DE 19743497 A 

DE 841396 T 

EP 0841396 A 

FR 2757177 A 

GB 2317891 A,B 

GB 2321642 A 

JP 10234384 A 

WO 981459? A 



24-04 
24-04- 
20-08- 
24-09- 
13-05- 
19-06- 
08-04- 
05-08- 
08-09- 



-1998 
-1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 
1998 



WO 9821343 


A 


22- 


-05- 


-1998 


AU 


5264498 


A 


03- 


-06- 




WO 9801543 


A 


15- 


-01- 


■1998 


US 
AU 


5747317 
3882997 


A 
A 


05- 
02- 


-05- 
-02- 


1998 


WO 9837181 


A 


27- 


•08- 


1998 


KEINE 













Formblatt PCT/!SA/2lO<Anhang Patent(amilie)(Juli 1992) 





RNATIONALE^JECHERCHENBERICHT 



m. 



.SSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENST ANDES 

6 C12N15/54 C12N9/12 
' C12Q1/48 C12N15/11 



Internationales Aktenzeichen 

PtfiEP 98/03468 



A61K38/45 
A61K31/70 



C07K16/40 C12Q1/68 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 C12N C12Q C07K A61K 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende Veroffentlichungen, soweit diese unterdie recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie' 



Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 96 01835 A (ANDREWS WILLIAM H 
• ; VILLEPONTEAU BRYANT (US); FUNK WALTER 
(US); FEN) 25. Januar 1996 
siehe Seite 9, Zeile 31 - Seite 10, Zeile 
34 

siehe Seite 55, Zeile 22 - Seite 59, Zeile 
3 

siehe Anspriiche 

WO 96 19580 A (COLD SPRING HARBOR LAB 
; GREIDER CAROL (US); COLLINS KATHLEEN 
(US);) 27. Juni 1996 
siehe Beispiele 8-10 

-/-- 



1,3, 
10-13 



1-13 



DO 



X Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



El 



Siehe Anhang Patentfamilie 



0 Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand derTechnik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E n alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

"L" Verdffentlichung, die geeignet ist. einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
sol) oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaRnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



"T" Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer odermehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



7. Dezember 1998 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



22/12/1998 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Andres, S 
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£RNATIONAL^RECHERCHENBERICHT 




ietzung) AL§ WESENTLICH ANG^SEHENE UNTERLAGEN 



Int^gationales Aktenzeichen 

fWEP 98/03468 



7 



/ 



p,x 



P,X 



P,X 



P,X 



sile 



WO 96 40868 A (COLD SPRING HARBOR LAB 
; GREIDER CAROL (US); AUTEXIER CHANTAL 
(US)) 19. Dezember 1996 

siehe Seite 8, Zeile 15 - Seite 9, Zeile 
27 

^siehe Beispiel 1 

GREIDER C W: "TELOMERE LENGTH REGULATION" 

ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY, 

Bd. 65, 1996, Seiten 337-365, XP002056801 

WO 98 14593 A (ANDREWS WILLIAM H ;CECH 

THOMAS R (US); MORIN GREGG B (US); 

NAKAMUR) 9. April 1998 

siehe SEQ IDs 1,2,117,119,140 und 613 

siehe Seite 27, Zeile 30 - Seite 52, Zeile 

14 

siehe Seite 72, Zeile 14 - Seite 79, Zeile 
-8 

siehe Seite 91, Zeile 5 - Seite 105, Zeile 
7 

siehe Seite 114, Zeile 1 - Seite 158, 

Zeile 16 

siehe Beispiele 

WO 98 21343 A (AMGEN CANADA INC ;AMGEN INC 
(US)) 22. Mai 1998 
siehe Abbildung 9 

siehe Seite 68, Zeile 32 - Seite 95, Zeile 
5 

siehe Anspriiche 

NAKAMURA T M ET AL: "TELOMERASE CATALYTIC 
SUBUNIT HOMOLOGS FROM FISSION YEAST AND 
HUMAN" 
SCIENCE, 

Bd. 277, 15. August 1997, Seiten 955-959, 
XP002056803 

siehe das ganze Dokument 

MEYERSON M ET AL: "HEST2, THE PUTATIVE 
HUMAN TELOMERASE CATALYTIC SUBUNIT GENE 
IS UP-REGULATED IN TUMOR CELLS AND DURING 
IMMORTALIZATION" 
CELL, 

Bd. 90, Nr. 4, 22. August 1997, Seiten 
785-795, XP002056804 
siehe das ganze Dokument 

-/-- 



Betr. Anspruch Nr. 



l 



1-13 



1-13 



1-4,7, 
10-13 



1-4,7, 
10-13 
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ERNATIONALEfLRECHERCHENBERICHT 



m 



<setzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



mternationales Aktenzeichen 

fg^EP 98/03468 



agone' 



Bezeichaung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 

A 



Betr. Anspruch Nr. 



P,X 




KILIAN, A. ET AL.: "Isolation of a 
candidate human telomerase catalytic 
subunit gene, which reveals complex 
splicing patterns in different cell 
types . " 

HUMAN MOLECULAR GENETICS. , 
Bd. 6, 12. November 1997, Seiten 
2011-2019, XP002086926 
OXFORD GB 



iehe das ganze Dokument 



1-4,7,10 



WO 98 01543 A (TULARIK INC) 
15. Januar 1998 
siehe das ganze Dokument 

WO 98 37181 A (COUNTER CHRISTOPHER M 
; WEINBERG ROBERT A (US); WHITEHEAD 
BIOMEDICA) 27. August 1998 
siehe Seite 37, Zeile 22 - Seite 58, Zeile 
•' 16 

siehe Abbildung 2 



1,3,10, 
13 



1-13 



Formbtan PCT71SA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992) 



Seite 3 von 3 



Ac.-- 



2fr 



FEB 1 5 2000 



PATENT COOPERATION TREATY 

: ; PCT TECH CENTER 1 600/2900 ■ 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT N 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 

Le A 32 486-PC 
International application No. 

PCT/EP98/03468 



FOR FURTHER ACTION SeC Notiflcation of Transmittal of International 

Preliminary Examination Report (Form PCT/IPE A/4 1 6) 

International filing date (day/month/year) 

09 June 1998 (09.06.1998) 



Priority date (day/month/year) 

20 June 1997 (20.06.1997) 



International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 

C12N9/00, 15/54,9/12, A6IK 38/45, C07K 16/40, C12Q 1/68, 1/48, C12N 15/1 1, A61K 31/70 



Applicant 



BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 



II'.Lw^l 0 "? 1 P' 61 ™"^ «™ination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. nummary examining 

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet. 

□ «^^h ¥ A ™ EXES > ie ' sheets of description, claims and/or drawings which have 

(s™ ^ ShCetS C ° maining rectifications ™* before "this Authority 

(see Rule 70. 1 6 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

c*K^ -entive step or industria, applicability; 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



1 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 




VII 


□ 


VIII 






24 December 1998 (24.12.1998) 

Name and mailing address of the IPEA/EP 
European Patent Office 
D-80298 Munich, Germany 

Facsimile No. 49-89-2399-4465 
Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



Date of completion of this report 



17 September 1999 (17.09.1999) 



Authorized officer 



Telephone No. 49-89-2399-0 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
I. Basis of the report 



International application No. 

PCT/EP98/03468 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they fdo not contain amendment" 



| | the international application as originally filed. 

the description, pages 1-57 , as originally filed, 

Pages , filed with the demand, 

, filed with the letter of 



^? the claims, 



pages 
pages 

Nos. 
Nos. 
Nos: 
Nos. 
Nos. 



filed with the letter of 



1-13 
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, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 
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, filed with the letter of 



^ the drawings, 
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sheets/fig 
sheets/fig 



1/15 -15/15 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages ■ ■ 

I I the claims, Nos. . 

CZ] the drawings, sheets/fig 



3 |~| This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 
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Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



8, 9 





1 - 7,, 


10 - 13 






1 - 


- 13 


■:"! 


1 - 


- 13 



Citations and explanations 

Both WO-A-96/01835 (Dl) (see page 9, line 31 - page 10, 
line 34, and page 55, line 22 - page 59, line 3) and WO-A- 
96/19580 (D2) (see Examples 8 and 9) describe in detail the 
cloning of DNA coding for the catalytic sub-unit of human 
telomerase and the isolation of this protein. The 
teachings of those documents are therefore prejudicial as 
to novelty of the subjects of Claims 1-4. In this 
connection the applicants should note that a previously 
published document is prejudicial as to novelty of a 
particular product even if the previously published 
document fails to characterize the product more precisely 
(in the present case there is no information in (Dl) and 
(D2) concerning, e.g., the amino acid sequence or nucleic 
acid sequence of the telomerase or of the DNA coding for 
the telomerase) but describes the method for obtaining the 
product in such detail that a person skilled in the art who 
carries out the method described in a citation (in this 
case (Dl) or (D2)) inevitably obtains the claimed product. 
As regards the lack of information concerning sequences in 
(Dl) and (D2), it should also be noted that a known 
substance is not rendered novel merely by the fact that a 
feature (e.g., sequence) of that substance is found to be 
novel . 



\ 
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(Dl) also describes antisense oligonucleotides which can 
inhibit the activity of human telomerase (see pages 37 and 
38). Consequently, Claim 5 cannot be regarded as novel 
either. 



Furthermore, it is doubtful whether antibodies directed 
against human telomerase are clearly delimited over 
antibodies directed against homologous .telomerases (see, 
e.g., (D2)). Thus, at present, novelty cannot be 
acknowledged for Claim 6 either, v- . 

Finally, the applicants should note that the present human 
telomerase, which is already isolated by means of 
biochemical purification processes (see, e.g., page 39 of 
the application, line 18, and WO-A-96/40868 (D3)), also 
appears to be prejudicial as to novelty of Claims 1 and 2. 

For the sake of completeness, it should also be noted that, 
regardless of (Dl), (D2) and (D3), novelty cannot be 
acknowledged for Claims 1 - 4, 7 and 10 - 13, because the 
term "functional equivalent" used inter alia in Claim 1 
covers all proteins with telomerase activity (see the 
description, page 14). Consequently, all hitherto 
available catalytically active telomerase sub-units, such 
as the catalytic sub-units of telomerases pl23 and est2p 
mentioned in the application, which were isolated from 
Euplotes aediculatus or Saccharomyces cerevisiae, or p80 
and p95, which were cloned from Tetrahymena , are 
prejudicial as to novelty of the subjects of the above- 
mentioned claims. 

Consequently, Claims 1 - 7 and 10 - 13 do not comply with 
the requirements of PCT Article 33(2) and (3). 
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Form PCT/IPE A/409 (BoxV) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



(Continuation of v. 2) 



International application No. 

PCT/EP 98/03468 



Inventive step: 



The subjects of Claims 8 and 9, which appear to be novel in 
vxew of the available prior art, cannot be regarded as 
xnventxve, because the medical relevance of human 
telomerase is already mentioned in the prior art (see 
e.g., (Dl), abstract). Consequently, Claims 8 and 9 do not 
comply with the requirements ofPCT Article 33(3). 
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HI. Certain observations on the international appl 



■cation 



(Tie following observations on (he claritv of the claimc *>«-,-;.,.■ j j 
upported by the description, are made: ' ' descn P tl0n ' 30(1 



ings or on the question whether the claims are fullv 



1). 



2). 



Claim 1 defines only a result to be obtained, without, 
however, mentioning any technical features that might 
be suitable for achieving this result (PCT Article 6) 
in this connection, the applicants' attention is drawn 
to the fact that the wording of a claim in terms of a 
result to be achieved is allowable only in those cases 
« whxch the claimed subject matter cannot be worded 
xn any other way. This condition is not satisfied in 
the present case, however, because a protein is a 
chemical substance which can be defined concretely in 
terms of its chemical formula, that is, its amino acid 
sequence (cf . pct Preliminary Examination Guidelines 
Ch. Ill, 4.7). 

The terms "functional equivalents" and "variants" used 
^ the claims are vague and therefore make the scope 
of protection of the respective claims unclear. 
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